ACORDAO DE 30. 4. 2003 — PROCESSOS APENSOS T-324/01 E T-110/02

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Seccio)
30 de Abril de 2003 *

Nos processos apensos T-324/01 e T-110/02,

Axions SA, com sede em Genebra (Suica),
Christian Belce, residente em Veyrier (Suica),

representados por C. Eckhartt, advogado,

recorrentes,

contra

Instituto de Harmonizag¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

que tém por objecto um recurso de duas decisdes da Terceira Secgdo de Recurso
do Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
de 26 de Setembro de 2001 (processo R 599/2001-3) e de 16 de Janeiro de 2002

* Lingua do processo: alemio.
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AXIONS E BELCE / IHMI (FORMA DE CIGARRO DE COR CASTANHA E FORMA DE LINGOTE DE OURO)

(processo R 538/2001-3), relativas, respectivamente, ao registo de uma forma
tridimensional representando um cigarro de cor castanha (processo T-324/01) e
de uma forma tridimensional representando um lingote de ouro (processo
T-110/02) como marcas comunitirias,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secgdo),

composto por: V. Tiili, presidente, P. Mengozzi e M. Vilaras, juizes,

secretdria: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e apés a audiéncia de 15 de Janeiro de 2003,

profere o presente

Acérdao

Factos subjacentes ao litigio

Em 20 de Margo de 2000 e 3 de Dezembro de 1999, os recorrentes apresentaram
no Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

11- 1901



ACORDAO DE 30. 4. 2003 — PROCESSOS APENSOS T-324/01 E T-110/02

(IHMI) dois pedidos de marcas comunitarias registados respectivamente sob os
nimeros 1 565 589 e 1 408 889, ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria (JO 1994,
L 11, p. 1), alterado.

As marcas cujo registo foi pedido sio, por um lado, uma forma tridimensional
representando um cigarro de cor castanha (pedido de marca n.° 1 565 589) e, por
outro, uma forma tridimensional representando um lingote de ouro (pedido de
marca n.° 1 408 889). As reprodugdes grificas das marcas tridimensionais
pedidas, tal como figuram no anexo aos pedidos de marca, sio as seguintes:

Pedido de marca n.° 1 565 589

II - 1902




AXIONS E BELCE / IHMI (FORMA DE CIGARRO DE COR CASTANHA E FORMA DE LINGOTE DE OURO)

Pedido de marca n.° 1 408 889

Os produtos para os quais foi pedido o registo das marcas enquadram-se na classe
30 (pedido de marca n.° 1 565 589) e nas classes 16 e 30 (pedido de marca
n.° 1 408 889) do Acordo de Nice relativo a classificagdo internacional dos
produtos e servigos para efeitos do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal
como revisto e alterado, e correspondem, respectivamente, 4 seguinte descricéo:

— «Chocolate, produtos de chocolate; pastelaria e confeitaria», da classe 30;

— «Chocolate, produtos de chocolate» (classe 30);
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— embalagens de cartdo para chocolate e produtos de chocolate sob a forma de
um lingote de ouro», da classe 16.

Por decisGes de 12 de Abril e 23 de Margo de 2001, o examinador recusou,
respectivamente, os pedidos de marca n.°® 1 565 589 e 1 408 889, com base no
artigo 38.° do Regulamento n.° 40/94, com fundamento no facto de as marcas
requeridas serem desprovidas de caricter distintivo na acepgio do artigo 7.°,
n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Em 12 de Junho e 22 de Maio de 2001, os recorrentes interpuseram recursos para
o IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, contra as referidas
decisdes do examinador de 12 de Abril e 23 de Marco de 2001.

Por decisdes de 26 de Setembro de 2001 (processo R 599/2001-3) (a seguir
«decisio impugnada no processo T-324/01») e de 16 de Janeiro de 2002
(processo R 538/2001-3) (a seguir «decisdo impugnada no processo T-110/02»),
notificadas aos recorrentes em 11 de Outubro de 2001 e 7 de Abril de 2001,
respectivamente, a Terceira Cimara de Recurso negou provimento aos recursos.
No essencial, a Cdmara de Recurso entendeu que o registo das marcas pedidas
devia ser recusado por forga do disposto no artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.® 40/94. A este respeito, considerou que formas comparaveis as
apresentadas pelas marcas pedidas eram frequentes no mercado dos produtos em
causa e que as marcas pedidas se distinguiam muito pouco dessas formas para se
poder considerar, sem outros elementos como, por exemplo, elementos verbais ou
graficos, que dispunham do minimo de caricter distintivo requerido. Neste
contexto, a Terceira Cimara de Recurso explicou que o consumidor médio ndo
procede a uma andlise detalhada da forma e da cor dos produtos em causa, dado
que s lhes presta pouca atengio.
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Tramitacdo processual e pedidos das partes

Por requerimentos apresentados na Secretaria do Tribunal de Primeira Instincia
em 11 de Dezembro de 2001 e 5 de Abril de 2002 e que foram registados sob os
nimeros T-324/01 e T-110/02, respectivamente, os recorrentes interpuseram os
presentes recursos.

O IHMI apresentou as suas alegacdes na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instincia em 5 de Abril e 5 de Julho de 2002.

Por despacho do presidente da Quarta Secgdo de 18 de Novembro de 2002, os
processos T-324/01 e T-110/02 foram apensos para efeitos da fase oral e do
acérddo, ao abrigo do artigo 50.° do Regulamento de Processo do Tribunal de
Primeira Instdncia.

Com base no relatério preliminar do juiz-relator, o Tribunal (Quarta Secgdo)
decidiu dar inicio a fase oral.

As partes apresentaram alegacdes e responderam as perguntas do Tribunal na
audiéncia de 15 de Janeiro de 2003.
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12 Os recorrentes pedem que o Tribunal se digne:

~— no processo T-324/01, anular a decisdo da Cdmara de Recurso de 26 de
Setembro de 2001 (processo R 599/2001-3) e condenar o IHMI nas despesas;

— no processo T-110/02, anular a decisdo da Cimara de Recurso de 16 de
Janeiro de 2002 (processo R 538/2001-3) e condenar o IHMI nas despesas.

13 Nos processos T-324/01 e T-110/02, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal se
digne:

— negar provimento a0s recursos;

— condenar os recorrentes nas despesas.

Questdo de direito

14 Nos seus recursos, os recorrentes invocam dois fundamentos, o primeiro
consistente em violacdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento
[o] . ~ . s, .
n.° 40/94, e o segundo, em violacdo do principio da igualdade de tratamento.
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Quanto ao primeiro fundamento consistente em violagdo do artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

Os recorrentes comegam por alegar, referindo-se ao n.° 44 do acérdio do
Tribunal de Primeira Instincia de 19 de Setembro de 2001, Henkel/THMI
(Pastilha rectangular vermelha e branca) (T-335/99, Colect., p. II-2581), que uma
marca s6 precisa de possuir um minimo de caricter distintivo para poder ser
registada. Além disso, segundo os recorrentes, o artigo 7.% n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 nio distingue entre as diferentes categorias de marcas, de
modo que os critérios de apreciagio do cardcter distintivo das marcas
tridimensionais compostas pela forma do préprio produto ndo sdo diferentes
dos aplicdveis as outras categorias de marcas.

Para os recorrentes, a CAmara de Recurso nfo teve razio ao considerar, no n.° 21
da decisio impugnada no processo T-110/02, que uma marca tridimensional,
para ndo ser alvo de uma recusa de registo nos termos do artigo 7.% n.° 1, alinea
b), do Regulamento n.° 40/94, deve apresentar caracteristicas suficientemente
originais e discricionarias diferentes das que resultem da natureza dos produtos
ou da sua comercializagdio e da forma habitual dos produtos ou da sua
embalagem. Ao contririo do que entendeu a Cimara de Recurso, o Tribunal de
Primeira Instdncia nio fixou esses critérios, de modo geral, para apreciagdo do
caricter distintivo das marcas tridimensionais no seu ac6rddo de 19 de Setembro
de 2001, Procter & Gamble/THMI (Pastilha quadrada branca e verde claro)
(T-117/00, Colect., p. I-2723, publicagdo sumadria). A este respeito, o facto de o
Tribunal ter considerado, no n.° 73 deste acérddo, que a Cdmara de Recurso
tinha tido razio ao aplicar nesse caso esses critérios ndo implica que as marcas
tridimensionais devam apresentar, de modo geral, e em relagdo aos produtos
concorrentes, uma forma particular e marcante.
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No que diz respeito a defini¢do do piiblico-alvo dos produtos a que se referem as
marcas pedidas, os recorrentes afirmam que este é constituido por consumidores
finais em geral. Na sua opinido, esta afirmagio nio justifica, porém, a conclusdo
da Cidmara de Recurso de que o consumidor final atende mais & rotulagem do
produto na embalagem e ao nome ou 4 imagem que af figuram do que a «pura»
forma do produto. Segundo os recorrentes, deve, ao invés, entender-se que,
relativamente aos produtos simples de chocolate e pastelaria, o consumidor final
médio também atribui significado, quanto a sua origem comercial, a forma dos
produtos em causa e orienta a sua escolha em fungdo da «pura» forma desses
produtos.

j

No que toca 4 marca tridimensional representando a forma de um cigarro de cor
castanha (processo T-324/01), os recorrentes sustentam, que esta constitui uma
forma muito especial, individual e fora do comum que se distingue claramente
das formas existentes e que também nio é uma variante tipica das formas
existentes no mercado.

Explicam a este respeito que a marca pedida é uma representagdo tridimensional
de uma forma redonda e cilindrica que, devido a sua cor castanha, pela impressdo
geral que d4, se liga fortemente a forma de um cigarro. Ora, esta forma, segundo
os recorrentes, € desconhecida no mercado relevante. Os exemplos de produtos
de chocolate e de pastelaria mencionados pela Cimara de Recurso distinguem-se
fundamentalmente dos visados pela marca pedida, porque sé representam
grosseiramente a forma de um cigarro e porque o piblico-alvo estd consciente
disso mesmo. E o que acontece, segundo os recorrentes, com os produtos
designados pelas marcas 25 Nefles (da empresa Rifacli) Cigarettes russes (da
empresa Delacre), Waffeletten e Picadilly (da empresa Bahlsen) e Finger (da
empresa Cadbury).

Finalmente, a respeito da forma tridimensional representando a forma de um
lingote de ouro (processo T-110/02), os recorrentes afirmam que esta se apresenta
ao ptblico-alvo como uma forma totalmente fora do comum e original para
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produtos de chocolate. Com efeito, esta forma concreta de lingote de ouro
invertido nio estd presente no mercado relevante e, portanto, possui o minimo de
caricter distintivo requerido.

Mais precisamente, os recorrentes alegam que a marca pedida consiste na
representacdo quase fiel, pelo seu tamanho, do original de um lingote de ouro,
com a tnica diferenga de que estd invertido. Ora, a forma em questdo é
fundamentalmente distinta das outras formas de lingote propostas no mercado
para o chocolate e os produtos de chocolate. Segundo os recorrentes, sé foi
pedida protecgio para esta forma de lingote de ouro invertido que se distingue, de
modo claro e consciente, da forma cldssica «em bloco». Os recorrentes sustentam
ainda que as dimensdes da forma em causa (25 cm por 8 cm) saem fora do quadro
habitual de apresentagio dos produtos de chocolate existentes no mercado.

Ao contririo do que afirma a Cimara de Recurso, os recorrentes consideram que
este elemento distintivo ndo pode ser apreendido apenas por uma observagdo
precisa e analitica. Os recorrentes acrescentam que, neste contexto, os produtos
de chocolate e as formas de embalagens do tipo em causa ndo sdo vendidos aos
consumidores finais a pregos inferiores a 8 ou a 9 euros. Por conseguinte, no seu
entender, o grau de atengdo do piblico-alvo é, em relagdo 4 forma em questio,
nitidamente superior ao prestado a produtos de chocolate e de pastelaria
propostos a precos mais baixos.

O IHMI explica que os critérios de apreciagdo do caricter distintivo de uma
marca tridimensional, constituida pela forma de um produto, ndo sdo diferentes
dos que se aplicam a outros tipos de marcas. Defende, no entanto, que a forma de
um produto nfo informa o piblico sobre a sua origem do mesmo modo que
elementos verbais ou figurativos apostos no produto ou na embalagem. Com
efeito, segundo o IHMI, em relagdo aos produtos de consumo corrente, o piblico
nio é geralmente levado a estabelecer um nexo entre a forma do produto e a sua
origem. O IHMI julga, por isso, que, para que a forma de um produto possa ser
apreendida como uma indicagdo da sua origem, é preciso que apresente
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caracteristicas especiais aptas a chamar a aten¢do do piblico. O THMI sustenta,
referindo-se ao n.° 37 do acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 7 de
Fevereiro de 2002, Mag Instrument/I[HMI (Forma de lanternas de bolso)
(T-88/00, Colect., p. 11-467), que ndo é isso que acontece quando o publico
estd habituado a ver formas andlogas ds que estio em causa, apresentando uma
grande variedade de design.

Em relacdo 4 forma tridimensional representando um cigarro de cor castanha, o
IHMI sustenta que a Cimara de Recurso ndo cometeu qualquer erro de
apreciagdo ao considerar que formas inspiradas nas formas dos charutos ou dos
cigarros sio muito vulgares no mercado dos produtos em causa e que a marca
pedida se distingue muito pouco de outras formas existentes no mercado para se
poder considerar, sem outros elementos como, por exemplo, elementos verbais ou
grificos, que dispde do minimo de caricter distintivo requerido. Neste contexto,
explica que o consumidor médio nio procede a uma andlise detalhada dos
produtos em causa, dado que s6 lhes presta pouca atengio.

No que toca a forma tridimensional representando um lingote de ouro, o IHMI
afirma, antes de mais, que o consumidor médio s6 presta pouca atengio a forma
dos produtos em causa. Na sua opinido, circunstincias como o preco do produto
em causa, relativamente as quais o pedido de marca nio fornece nenhuma
indica¢do e que ndo sdo objecto de registo, ndo podem ser tidas em conta na
apreciagdo do caracter distintivo de uma marca.

O IHMI sustenta, a seguir, que a Cimara de Recurso ndo cometeu qualquer erro
de apreciagdo ao considerar que embalagens sob a forma de um lingote de ouro
sdo muito vulgares no mercado dos produtos em causa e que a marca pedida se
distingue muito pouco de outras formas existentes no mercado para se poder
considerar, sem outros elementos como, por exemplo elementos, verbais ou
gréficos, que dispde do minimo de caricter distintivo requerido.
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Finalmente, segundo o IHMI, esta anélise ndo pode ser infirmada pela alegagdo
dos recorrentes de que a marca pedida & constituida pela forma de um lingote de
ouro invertido. Explica a este propésito que a reprodugdo grifica desta marca,
como figura no pedido de marca, ndo permite saber se os produtos comercia-
lizados sob a marca pedida serdo apresentados aos consumidores numa posi¢do
bem especifica.

Apreciagdo do Tribunal

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94, deve ser
recusado o registo «de marcas desprovidas de caracter distintivo».

Recorde-se, em primeiro lugar, que, segundo a jurisprudéncia, as marcas a que o
artigo 7.%, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94 se refere sédo designada-
mente aquelas que, do ponto de vista do piblico-alvo, sdo comummente
utilizadas, no comércio, para a apresentagio dos produtos ou dos servigos em
causa ou a respeito das quais existem, pelo menos, indicios concretos que
permitam concluir que sdo susceptiveis de ser utilizadas desta maneira [ac6rddo
do Tribunal de Primeira Instincia de 20 de Novembro de 2002, Bosch/IHMI (Kit
Pro e Kit Super Pro) (T-79/01 e T-86/01, p. 1I-4881, Colect. p. 1I-4881, n.® 19].
Por outro lado, os sinais a que se refere este artigo sdo incapazes de exercer a
fungdo essencial da marca, isto &, identificar a origem do produto ou do servigo,
para assim permitir ao consumidor que adquire o produto ou o servi¢o que a
marca designa fazer, quando de uma aquisi¢do posterior, a mesma escolha, se a
experiéncia for positiva, ou outra escolha, se a experiéncia for negativa [acérddos
do Tribunal de Primeira Instdncia de 27 de Fevereiro de 2002, Rewe Zentral/
/THMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.° 26, e Kit Pro e Kit Super Pro, ja
referido, n.° 19].
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Portanto, o caracter distintivo de uma marca s6 pode ser apreciado, por um lado,
em relagdo com os produtos ou os servicos para os quais é pedido o registo e, por
outro, em relagdo com a percep¢do que deles tem o priblico-alvo (acérdios LITE,
n.° 27, e Kit Pro e Kit Super Pro, n.° 20, ji referidos).

No presente caso, a Cimara de Recurso considerou provado, a respeito dos
produtos das categorias designadas «chocolate, produtos de chocolate» e
«pastelaria e confeitaria» (classe 30), que o piiblico-alvo é composto por
consumidores finais em geral (n.°® 23 e 24 da decisdo impugnada no processo
T-324/01 e n.°® 24 e 25 da decisdo impugnada no processo T-110/02). Os
recorrentes ndo contestam esta conclusio. Como esses produtos se destinam ao
consumo corrente, esta anélise deve considerar-se correcta. Além disso, é suposto
que este publico esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado
[acérddos do Tribunal de Justica de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26, e do Tribunal de Primeira Instincia
de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645,
n.° 27]. Relativamente aos produtos das categorias designadas «embalagens de
cartdo para chocolate e produtos de chocolate sob a forma de um lingote de
ouro» (classe 16), a Cimara de Recurso observou que o piiblico-alvo é
constituido por fabricantes de chocolate, mas também por pequenas e médias
empresas nos dominios da confeitaria e da padaria (n.°® 35 e 36 da decisdo
impugnada no processo T-110/02). Porém, esta diferenca nio tem incidéncia na
apreciacdo do caricter distintivo da marca pedida no processo T-110/02. Com
efeito, deve considerar-se que, ainda que em principio sejam as pessoas referidas
pela Cimara de Recurso e ndo os consumidores finais em geral que adquirem
estes produtos, essa aquisi¢do é normalmente feita na perspectiva de uma venda
ulterior de produtos embalados aos consumidores finais.

Importa referir, em segundo lugar, que o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 ndo faz qualquer distingdo entre as virias categorias de
marcas. Por conseguinte, na apreciacio do caricter distintivo de marcas
tridimensionais constituidas pela forma dos préprios produtos, como as pedidas
no presente caso, ndo hé que aplicar critérios mais rigorosos do que os apliciveis
a outras categorias de marcas (ac6rddo Forma de lanternas de bolso, ja referido,
n.° 32).
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No presente caso e, em primeiro lugar, no que toca 4 marca tridimensional com a
forma de um cigarro de cor castanha (processo T-324/01), a Cimara de Recurso
verificou que formas inspiradas nas dos charutos ou dos cigarros sdo muito
vulgares no mercado dos produtos em causa (n.° 27 da decisdao impugnada no
processo T-324/01). Com efeito, como o IHMI provou de modo bastante na sua
contestagio, existem no mercado, além dos produtos de chocolate sob a forma de
cigarro referidos na decisio impugnada, outros produtos com formas semelhan-
tes, como os cigarros em chocolate fabricados pelas empresas Godiva,
Niederegger e Hauser, dos quais alguns se parecem bastante com um verdadeiro
cigarro.

Acresce que, como foi observado, e bem, nos n.”® 29 e 30 da decisdo impugnada
no processo T-324/01, a forma e a cor que constituem a marca pedida se
distinguem demasiado pouco da forma e da cor de outros produtos existentes no
mercado para se poder considerar, sem outros elementos como, por exemplo,
elementos verbais ou graficos, que esta marca tem o minimo de caracter distintivo
requerido.

Estas consideragBes ndo podem ser postas em causa pelo argumento dos
recorrentes baseado na existéncia de diferengas alegadamente consideraveis entre
a forma e a cor que constituem a marca pedida (forma redonda e cilindrica que se
aparenta, devido a sua cor castanha, a forma de um cigarro) e a forma e a cor de
outros produtos de chocolate e de pastelaria referidos na decisio impugnada no
processo T-324/01. Assinale-se a este propdsito que, como explica o IHMI de
modo pertinente, o consumidor médio ndo procede a uma andlise detalhada da
forma e da cor dos produtos em causa e s6 lhes presta pouca atengio. Por
conseguinte, as alegadas diferencas na forma e na cor invocadas pelos recorrentes
neste caso nio podem infirmar a conclusdo de que a marca pedida ndo se
distingue substancialmente de uma das formas de base dos produtos em causa
habitualmente utilizada no comércio.

Em seguida, a respeito da marca tridimensional sob a forma de um lingote de
ouro (processo T-110/02), o IHMI afirma igualmente, com razdo, que o
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consumidor médio s6 presta pouca atengdo A forma e a cor dos produtos em
causa. O argumento dos recorrentes a este propdsito de que, atendendo ao prego
elevado a que estes produtos sdo comercializados, o grau de atencdo dos
consumidores é mais elevado, nio merece acolhimento. Como decorre da
jurisprudéncia do Tribunal de Primeira Instincia, para a apreciagio da
viabilidade de registo de um sinal em relagdo a uma categoria determinada de
produtos e/ou servigos é irrelevante a questdo de saber se o requerente da marca
em causa tem a inten¢do de aplicar ou aplica um determinado conceito de
comercializagdo. Com efeito, a existéncia de um conceito de comercializagio é
um factor extrinseco ao direito conferido pela marca comunitiria. Além disso,
um conceito de comercializagdo que depende apenas da escolha da empresa em
causa pode ser modificado posteriormente ao registo da marca comunitaria e ndo
pode, portanto, ter qualquer incidéncia na apreciacdo da viabilidade do seu
registo [acérddo do Tribunal de Primeira Instincia de 22 de Margo de 2002,
DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.° 42]. O
IHMI tem, pois razdo, quando sustenta que circunstincias como o prego do
produto em causa, que nio sdo objecto de registo, nio podem ser tidas em conta
na aprecia¢do do caricter distintivo de uma marca.

A Céimara de Recurso demonstrou de forma bastante, nos n.°* 28 e 31 da decisdo
impugnada no processo T-110/02, que as embalagens em forma de lingote de
ouro sdo muito vulgares no mercado dos produtos em causa. Com efeito, como
foi exposto pelo IHMI na sua contestagdo, hd outras empresas, para além das
referidas na decisdo impugnada, como a Feodora, a Lebkuchen-Schmidt e a Café
Tasse, que também comercializam produtos concorrentes sob formas e cores
semelhantes.

E igualmente pertinente a observacio da Cimara de Recurso, constante dos
n.” 32 e 33 da decisdo impugnada no processo T-110/02, de que a forma e a cor
que constituem a marca pedida se distinguem muito pouco da forma e da cor de
outros produtos existentes no mercado para se poder considerar, sem outros
elementos como, por exemplo, elementos verbais ou graficos, que esta marca tem
o minimo de caricter distintivo requerido.
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Esta apreciagdo nio é posta em causa pela alegacdo dos recorrentes de que a
marca pedida é constituida por um lingote de ouro invertido de 2 cm por 8 cm.

Com efeito, por um lado, como foi salientado pelo IHMI na sua contestagéo,
para se apreciar o carécter distintivo de uma marca tridimensional, s6 hd que ter
em conta uma orientagdo espacial especifica do produto, cuja forma constitui a
marca, se esse produto se apresentar habitualmente com essa orientag¢do, como
acontece, por exemplo, com as garrafas. Ora, no presente caso, as barras de
chocolate nio se apresentam habitualmente com uma orientacdo espacial
especifica. O facto de os produtos comercializados pelos recorrentes sob a forma
em questdo apresentarem um elemento gréfico na face mais larga da embalagem
ndo é suficiente para comprovar uma orientagdo espacial especifica desses
produtos. O elemento grafico em questdo refere-se a um determinado conceito de
comercializagdo seguido pelo requerente da marca que pode ser modificado e cuja
existéncia, como foi observado no n.° 36 supra, nio é relevante para efeitos da
aprecia¢do da viabilidade do registo de um sinal enquanto marca.

No que toca, por outro lado, as dimensdes da forma em questéo, estas ndo podem
ser determinantes, por si s6, na apreciagdo do carécter distintivo desta forma,
visto que se referem a um aspecto dos produtos em causa que estd ligado a
quantidade de chocolate contida na embalagem. Nio se pode, pois, considerar
que o publico-alvo apreenderd a forma de lingote de ouro, mesmo combinada
com as dimensdes invocadas pelos recorrentes, como uma indica¢do da origem
comercial dos produtos em causa.

Finalmente, no formuldrio do pedido de marca comunitiria, os recorrentes
indicaram, assinalando com uma cruz a quadricula correspondente, que a marca
pedida era efectivamente uma marca tridimensional. Porém, a mengdo «repre-
sentagdo de uma pirAmide truncada invertida com base rectangular com uma
dimensdo aproximada de 25 cm x 8 cm, com as faces laterais biseladas» figura na
rubrica cujo titulo é «Especificagio do outro tipo de marca» constante do
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formuldrio do pedido. Ora, resulta da estrutura deste formuldrio e da parte
intitulada «Representacio da marca» das «Notas sobre o formulario de pedido»
editadas pelo IHMI que as «outras marcas» sio as que nido cabem numa das
categorias expressamente referidas, entre as quais figura a marca tridimensional.
Portanto, as marcas tridimensionais sdo consideradas um tipo de marca nio
incluido na categoria «outras marcas».

Por conseguinte, se a marca pedida fosse registada, as indicagdes respeitantes a
orientagdo espacial e as dimensdes da forma em questio ndo seriam objecto de
registo e decorreriam apenas de um mero conceito de comercializacio.

Tendo em conta quanto precede, hd que concluir que as marcas pedidas ndo se
distinguem, em termos substanciais, de certas formas de base dos produtos em
causa que sdo comummente utilizadas no comércio, apresentando-se antes como
uma variante destas formas. Este facto constitui um indicio concreto, na acepgio
da jurisprudéncia citada no n.° 29 supra, que permite concluir que sio
susceptiveis de ser comummente utilizadas, no comércio, para a apresentacio
dos produtos a que se referem os pedidos de marca.

Assim, as marcas requeridas ndo podem, tal como sdo apreendidas por um
consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado,
individualizar os produtos em causa e distingui-los dos que t8m outra origem
comercial. Sdo, pois, desprovidas de caricter distintivo em relacio a estes
produtos.

De onde se conclui que o fundamento consistente em violagdo do artigo 7.°,n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.® 40/94 nio procede.
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Quanio ao segundo fundamenio consistente em wviolagcio do principio da
igualdade de tratamento

Argumentos das partes

Os recorrentes alegam que a Cdmara de Recurso violou o principio da igualdade
de tratamento ao recusar o pedido de registo das marcas.

Invocam, a este proposito, as decisdes das Cimaras de Recurso que admitem o
registo das seguintes marcas tridimensionais: marca sob a forma de fivela de
cinto, nomeadamente para as categorias de produtos designadas «couro e
imitacdes do couro, produtos nestas matérias» (processo R 272/1999 3); marca
sob a forma de um sinal representando uma filhd, designadamente para as
categorias de produtos designadas «pastelaria e confeitaria» (processo
R 565/1999 1); marca sob a forma de um aperitivo representando uma flor
para as categorias de produtos designadas «produtos a base de batata, com ou
sem aromatizantes; aperitivos» (processo R 467/1999 3); marca sob a forma de
uma representagio tridimensional de um regulador de jacto para a categoria de
produtos designada «reguladores de jacto» (processo R 104/1999 3) e marca sob
a forma de um distribuidor de comprimidos para a categoria de produtos
designada «preparados antidiabéticos» (processo R 275/2000 1).

Segundo os recorrentes, estas marcas ndo apresentam nem um grau de
originalidade nem um acréscimo de fantasia superiores aos das marcas pedidas.

O IHMI respondeu, referindo-se ao n.° 66 do acérddo do Tribunal de Primeira
Instincia de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/THMI (STREAMSERVE)
(T-106/00, Colect., p. II-723), que este fundamento é impertinente, dado que a
legalidade das decisbes das Cimaras de Recurso deve ser apreciada unicamente
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com base no Regulamento n.® 40/94, tal como interpretado pelo juiz comuni-
tdrio, e ndo com base na prética deciséria anterior, eventualmente ilegal, dessas
mesmas Cdmaras de Recurso. Além disso, o IHMI afirma que as marcas que
foram objecto das decisdes das CAmaras de Recurso citadas pelos recorrentes nio
sdo compardveis 4s marcas pedidas.

Apreciagdo do Tribunal

Como resulta da jurisprudéncia, as decisdes relativas ao registo de um sinal
enquanto marca comunitdria, que as Cimaras de Recurso sdo chamadas a tomar
por for¢a do Regulamento n.® 40/94, resultam de uma competéncia vinculada e
ndo de um poder discriciondrio. Por conseguinte, a viabilidade do registo de um
sinal enquanto marca comunitiria s6 deve ser apreciada com base nesse
regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitirio, e ndo com base na
pratica anterior das Cdmaras de Recurso (v., neste sentido, acérddos STREAM-
SERVE, ja referido, n.° 66, e Kit Pro e Kit Super Pro, ja referido, n.° 32). O
segundo fundamento deve, pois, ser julgado ineficaz.

De qualquer modo, note-se que se é certo que se pode admitir que fundamentos
de facto ou de direito constantes de uma decisdo anterior podem constituir
argumentos em apoio de um fundamento baseado em violagdo de uma disposicdo
do Regulamento n.° 40/94 (v., neste sentido, ac6rdios STREAMSERVE, j4
referido, n.° 69, e Kit Pro e Kit Super Pro, j4 referidos, n.° 33), ha que reconhecer
que, no caso vertente, os recorrentes ndo invocaram a existéncia, nas decisGes
anteriores das Cimaras de Recurso de que se prevalecem, de fundamentos
susceptiveis de pdr em causa a apreciagdo acima feita acerca do fundamento
baseado em violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 40/94.

Resulta de quanto precede que deve ser negado provimento aos recursos no seu
todo.
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Quanto as despesas

Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo do
Tribunal de Primeira Instincia, a parte vencida deve ser condenada nas despesas
se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo os recorrentes sido vencidos, h que
condené-los nas despesas do IHMI, nos termos do pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Quarta Secgdo)

decide:

1) Negar provimento aos recursos.

2) Condenar os recorrentes nas despesas.

Tiili Mengozzi Vilaras

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 30 de Abril de 2003.

O secretirio O presidente

H. Jung V. Tiili
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